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ACORDAO DO TRIBUNAL GERAL (Nona Seccio alargada)

19 de junho de 2019*

«Marca da Unido Europeia — Processo de declaracdo de nulidade — Marca figurativa da Unido
Europeia que representa trés faixas paralelas — Motivo absoluto de nulidade — Inexisténcia de cardter
distintivo adquirido através da utilizacdo — Artigo 7.°, n.’ 3, e artigo 52.°, n.” 2, do Regulamento (CE)
n.° 207/2009 [atuais artigo 7.°, n.° 3, e artigo 59.°, n.° 2, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Forma de
utilizacdo que nao pode ser tomada em consideracio — Forma que difere da forma através da qual a
marca foi registada através de variagdes nao insignificantes — Inversdo do esquema de cores»
No processo T-307/17,

adidas AG, estabelecida em Herzogenaurach (Alemanha), representada por I. Fowler e I. Junkar,
solicitors,

recorrente,
apoiada por:
Marques, estabelecida em Leicester (Reino Unido), representada por M. Treis, advogado,
interveniente,
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), representado por M. Rajh e
H. O'Neill, na qualidade de agentes,

recorrido,
sendo a outra parte no processo na Camara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Shoe Branding Europe BVBA, estabelecida em Oudenaarde (Bélgica), representada por J. Lgje,
advogado,

que tem por objeto um recurso da Decisdo da Segunda Camara de Recurso do EUIPO de 7 de margo
de 2017 (processo R 1515/2016-2) relativa a um processo de declaracio de nulidade entre a Shoe
Branding Europe e a adidas,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secgao alargada),

composto por: S. Gervasoni, presidente, L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bariczyk (relatora) e
M. C. Mac Eochaidh, juizes,

* Lingua do processo: inglés.

PT
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secretario: E. Hendrix, administrador,

vista a peticdo entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de maio de 2017,

vista a contestacdo do EUIPO entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de agosto de 2017,
vista a resposta da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de julho de 2017,

visto o Despacho de 5 de dezembro de 2017 que admitiu a intervencdo da Marques em apoio dos
pedidos da recorrente,

visto o articulado de intervencdo da Marques entrado na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de janeiro
de 2018,

vistas as observagdes da recorrente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de fevereiro de
2018,

vistas as observagdes do EUIPO apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de fevereiro de
2018,

vistas as observagoes da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de fevereiro
de 2018,

apds a audiéncia de 24 de janeiro de 2019,

profere o presente

Acordao

I. Antecedentes do litigio

Em 18 de dezembro de 2013, a recorrente, a adidas AG, apresentou um pedido de registo de marca da
Unido Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), ao abrigo do
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da Unido
Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [substituido pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da Unido Europeia (JO
2017, L 154, p. 1)].
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Reproduz-se a seguir a marca cujo registo foi pedido:

No pedido de registo, a marca é identificada como marca figurativa e é descrita do seguinte modo:

«A marca consiste em trés faixas paralelas equidistantes de largura igual aplicadas ao produto em
qualquer dire¢do.»

Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem a classe 25 do Acordo de Nice Relativo a
Classificacdo Internacional dos Produtos e dos Servicos para o Registo de Marcas, de 15 de junho de
1957, conforme revisto e alterado, e correspondem a seguinte descricdo: «Vestuario; Calcado;
Chapelaria».

A marca foi registada em 21 de maio de 2014 sob o nimero 12442166.

Em 16 de dezembro de 2014, a interveniente, a Shoe Branding Europe BVBA, apresentou um pedido
de declaracdo de nulidade da marca em causa ao abrigo do artigo 52.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento
n.° 207/2009 [atual artigo 59.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento 2017/1001], lido em conjugagdo com o
artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 [atual artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do
Regulamento 2017/1001].

Em 30 de junho de 2016, a Divisdo de Anulacdo deferiu o pedido de declaracdo de nulidade
apresentado pela interveniente, por considerar que a marca em causa nao tinha carater distintivo,
tanto intrinseco como adquirido através da utilizacao.

Em 18 de agosto de 2016, a recorrente interpés no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do
Regulamento n.° 207/2009 (atuais artigos 66.° a 71.° do Regulamento 2017/1001), recurso da decisao
da Divisdo de Anulacdo. Neste recurso, ndo contestou a inexisténcia de carater distintivo intrinseco da
marca em causa, mas, em contrapartida, alegou que esta marca tinha adquirido carater distintivo
através da utilizagdo na acecgdo do artigo 7.°, n.° 3, e do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009
(atuais artigo 7.°, n.° 3, e artigo 59.°, n.° 2, do Regulamento n.® 2017/1001).

Por Decisdo de 7 de marco de 2017 (a seguir «decisdo impugnada»), a Segunda Camara de Recurso do
EUIPO negou provimento ao recurso.

A Camara de Recurso comecou por indicar que a marca em causa tinha sido validamente registada

como marca figurativa (n.” 20 da decisdo impugnada). Em seguida, confirmou a apreciagdo efetuada
pela Divisdo de Anulacdo segundo a qual esta marca ndo tinha carater distintivo intrinseco (n.” 22 da
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decisao impugnada). Por dltimo, examinou os elementos de prova apresentados pela recorrente e
considerou que esta ndo tinha feito prova de que a referida marca tinha adquirido, em toda a Unido
Europeia, cardter distintivo através da utilizacdo (n.° 69 da decisdao impugnada). Por conseguinte, a
Camara de Recurso considerou que o registo da marca em causa violou o disposto no artigo 7.°, n.° 1,
alinea b), do Regulamento n.® 207/2009 e que, por conseguinte, a marca devia ser declarada nula (n.® 72
da decisao impugnada).

I1. Pedidos das partes

A recorrente, apoiada pela associacdo Marques (a seguir «associa¢do interveniente»), conclui pedindo
que o Tribunal Geral se digne:

anular a decisao impugnada;

condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas.

O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

negar provimento ao recurso;

condenar a recorrente nas despesas;

condenar a associagdo interveniente a suportar as suas proprias despesas.

A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

negar provimento ao recurso;

condenar a recorrente nas despesas.

III. Questio de direito

A recorrente, apoiada pela associagdo interveniente, invoca um tnico fundamento de recurso, relativo a
violacdo do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugagdo com o artigo 7.°, n.° 3,
do mesmo regulamento e com os principios da protecdo da confianca legitima e da proporcionalidade.

Pode analisar-se este fundamento no sentido de que comporta duas partes, na medida em que a
recorrente alega, em substancia, em primeiro lugar, que a Camara de Recurso afastou, erradamente,
numerosos elementos de prova pelo facto de estes serem relativos a sinais diferentes da marca em
causa e, em segundo lugar, que a Camara de Recurso cometeu um erro de apreciacdo quando
considerou que nio tinha sido provado que a marca em causa tinha adquirido caréter distintivo apds
a utilizacdo que dela foi feita no territério da Unido.

A. Consideracdes preliminares

Por um lado, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009, serd recusado o
registo de marcas desprovidas de carater distintivo. Nos termos do artigo 7.°, n.° 2, do mesmo
regulamento (atual artigo 7.°, n.° 2, do Regulamento 2017/1001), este motivo absoluto de recusa é
aplicavel mesmo que o motivo de recusa exista apenas numa parte da Unido. No entanto, nos termos
do artigo 7.°, n.’ 3, do Regulamento n.” 207/2009, o referido motivo ndo se opde ao registo de uma
marca se esta, apos a utilizacdo que dela tiver sido feita, tiver adquirido carater distintivo para os
produtos para os quais o registo foi pedido.

4 ECLL:EU:T:2019:427



17

18

19

20

21

22

23

24

Acorpio DE 19. 6. 2019 — Processo T-307/17
ADIDAS / EUIPO — SHOE BRANDING EUROPE (REPRESENTAGAO DE TRES FAIXAS PARALELAS)

Por outro lado, nos termos do artigo 52.°, n.° 1, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009, é declarada a
nulidade de uma marca da Unido Europeia, na sequéncia de pedido apresentado ao EUIPO, sempre
que a marca da Unido Europeia tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.° do
mesmo regulamento. Contudo, nos termos do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009, se tiver
sido registada contrariamente ao artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do referido regulamento, a marca da Unido
Europeia ndo pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilizacdo que dela tiver sido feita, esta tiver
adquirido, depois do registo, carater distintivo para os produtos ou para os servicos para os quais foi
registada.

Resulta, assim, do artigo 7.°, n.’ 3, e do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.” 207/2009 que, no ambito
de um processo de declaracio de nulidade, da inexisténcia de carater distintivo intrinseco de uma
marca registada ndo resulta a nulidade desta marca se esta ultima tiver adquirido cardter distintivo
apos a utilizacdo que dela tiver sido feita, antes ou depois do seu registo ou entre o seu registo e a
data do pedido de declaracdo de nulidade [v., neste sentido, Acérdao de 14 de dezembro 2017, bet365
Group/EUIPO — Hansen (BET 365), T-304/16, EU:T:2017:912, n.° 23 e jurisprudéncia referida].

Ha também que recordar que o carater distintivo de uma marca, quer seja intrinseco quer tenha sido
adquirido através da utilizagdo, significa que esta marca estd apta a identificar o produto para o qual o
registo foi pedido como provindo de uma determinada empresa e, assim, a distinguir esse produto dos
de outras empresas (v., neste sentido e por analogia, Acérdaos de 4 de maio de 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.° 46, e de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99,
EU:C:2002:377, n.° 35).

Este carater distintivo, intrinseco ou adquirido através da utilizacdo, deve ser apreciado, por um lado,
relativamente aos produtos ou aos servicos para os quais o registo é pedido e, por outro,
relativamente a respetiva percecdo que tem o publico pertinente (v., por analogia, Acérddos de
18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.* 59 e 63, e de 12 de fevereiro de 2004,

Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, n.” 34 e 75).

No presente caso, o publico pertinente para os produtos para os quais a marca em causa foi registada,
a saber, vestuario, calcado e chapelaria, é constituido pelo conjunto dos potenciais consumidores destes
produtos na Unido, ou seja, tanto o publico em geral como o publico especializado.

E a luz destas consideracdes que hd que examinar as duas partes do fundamento tnico mencionadas
no n.° 15, supra.

B. Quanto a primeira parte, relativa ao afastamento injustificado de determinados elementos de
prova

No dmbito da primeira parte do fundamento, a recorrente, apoiada pela associacdo interveniente, acusa
a Camara de Recurso de ter afastado um grande nimero de elementos de prova pelo facto de estes
serem relativos a sinais diferentes da marca em causa. Esta acusa¢do assenta, primeiro, numa incorreta
interpretacdo da marca em causa e, segundo, na aplicagdo errada da «Lei das Variantes Autorizadas».
Importa, assim, analisar sucessivamente estas duas acusagoes.

1. Quanto a primeira acusacdo, relativa a interpretagdo incorreta da marca em causa

No ambito da primeira acusagdo, a recorrente, apoiada pela associacdo interveniente, alega que, quando
considerou que a marca em causa sé era reivindicada em determinadas dimensodes e, especialmente,
numa determinada relacdo entre a sua altura e a sua largura, a Camara de Recurso interpretou
incorretamente esta marca. Com efeito, a referida marca constitui um «motivo de superficie» que
pode ser reproduzido em dimensdes e em proporgdes diferentes, consoante os produtos nos quais é
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aplicada. Em especial, as trés faixas paralelas equidistantes que constituem a marca em causa podem
ser prolongadas ou podem ser cortadas de diferentes formas, inclusivamente na obliqua. A recorrente
acrescenta, baseando-se nas orientagdes relativas ao exame do EUIPO e na confianca legitima que
destas resulta, que se pode prevalecer do facto de a marca em causa constituir uma marca padrao,
embora esta marca tenha sido registada como marca figurativa.

O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente e da associagdo interveniente.

Para responder a argumentacdo da recorrente e da associacao interveniente, em primeiro lugar, ha que
recordar que, nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 207/2009 (atual artigo 4.° do Regulamento
2017/1001), podem constituir marcas da Unido Europeia todos os sinais suscetiveis de representacdo
grafica desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou os servicos de uma
empresa dos de outras empresas.

Em segundo lugar, importa notar que o registo sé pode ser efetuado com base e dentro dos limites do
pedido de registo apresentado ao EUIPO pelo requerente. Daqui resulta que o EUIPO nédo pode tomar
em consideragdo as caracteristicas da marca pedida que nao estejam indicadas no pedido de registo ou
nos documentos que o acompanham [v. Acérdio de 25 de novembro de 2015, Jaguar Land
Rover/THMI (Forma de um carro), T-629/14, ndo publicado, EU:T:2015:878, n.° 34 e jurisprudéncia
referida).

A este respeito, as caracteristicas de uma marca devem ser apreciadas a luz de varios elementos.

Em primeiro lugar, por forca da regra 1, n.° 1, alinea d), e da regra 3, n.”* 2 e 5, do Regulamento (CE)
n.’ 2868/95 da Comissdo, de 13 de dezembro de 1995, relativo a execucdo do Regulamento (CE)
n.° 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitiria (JO 1995, L 303, p. 1) [atuais artigo 2.°, n.° 1,
alineas d), e artigo 3.°, n.” 6 a 8 e n.° 3, alineas b) e f), do Regulamento de Execugdo (UE) 2018/626 da
Comissdo, de 5 de margo de 2018, que estabelece as regras de execucdo de determinadas disposi¢des
do Regulamento 2017/1001 e que revoga o Regulamento de Execugdo (UE) 2017/1431 (JO 2018,
L 104, p. 37)], se for reivindicada uma representacdo grafica ou uma determinada cor, o pedido de
marca da Unido Europeia deve conter a representacdo grafica, e se for caso disso a cores, da marca.

O requisito da representacdo grafica tem designadamente por funcdo definir a prépria marca para
determinar o objeto exato da protecdo conferida pela marca registada ao seu titular (v., por analogia,
Acérdaos de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, n.’ 48, e de 24 de junho
de 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, n.° 27). Por conseguinte, cabe ao
requerente apresentar uma representacdo grafica da marca que corresponda precisamente ao objeto
cuja protecdo pretende obter. Depois de a marca ter sido registada, o titular desta ndo pode beneficiar
de uma protecdo mais ampla do que aquela que foi conferida por esta representacdo gréfica [v., neste
sentido, Acérddo de 30 de novembro de 2017, Red Bull/EUIPO — Optimum Mark (Representagdo
das cores azul e prateada), T-101/15 e T-102/15, de que foi interposto recurso que se encontra
atualmente pendente, EU:T:2017:852, n.° 71].

Em seguida, a regra 3, n.” 3, do Regulamento n.” 2868/95 prevé que o pedido de registo «pode incluir
uma descricdo da marca». Assim, no caso de o pedido de registo conter uma descricdo, esta descricao
deve ser examinada em conjunto com a representagao gréfica [v., neste sentido e por analogia, Acérdao
de 30 de novembro de 2017 (Representacdo das cores azul e prateada), T-101/15 e T-102/15, de que
foi interposto recurso que se encontra atualmente pendente, EU:T:2017:852, n.° 79].

Por ultimo, o EUIPO deve ainda examinar o cardter distintivo da marca cujo registo é pedido a luz da

categoria de marca escolhida pelo requerente no seu pedido de registo (v., neste sentido, Despacho de
21 de janeiro de 2016, Enercon/IHMI, C-170/15 P, ndo publicado, EU:C:2016:53, n.” 29, 30 e 32).
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Em terceiro lugar, ha que salientar que, contrariamente ao Regulamento de Execugdo (UE) 2017/1431
da Comissdo, de 18 de maio de 2017, que estabelece as regras de execucdo de certas disposi¢oes do
Regulamento n.° 207/2009 (JO 2017, L 205, p. 39) (substituido pelo Regulamento de Execugao
2018/626), nem o Regulamento n.” 207/2009 nem o Regulamento n.® 2868/95, que estavam em vigor
na data de apresentacdo do pedido de declaracdo de nulidade, mencionam as «marcas padrao», nem
alids as «marcas figurativas», como categorias especificas de marcas.

No entanto, ainda antes da entrada em vigor do Regulamento de Execucdo 2017/1431, o Tribunal
Geral reconheceu que um sinal designado como marca figurativa pode ser composto por uma série de
elementos que se repetem regularmente [v., neste sentido, Acérdio de 9 de novembro de 2016,
Birkenstock Sales/EUIPO (Representacdo de um motivo de linhas onduladas entrecruzadas), T-579/14,
EU:T:2016:650, n.” 43, 49, 53 e 62]. Desta forma, até a entrada em vigor do Regulamento de Execugao
2017/1431, uma marca padrao podia ser registada como marca figurativa, desde que consistisse numa
imagem [v., neste sentido, Acérdao de 19 de setembro de 2012, Fraas/IHMI (Composicao de ladrilhos
coloridos de cinzento-claro, cinzento-escuro, bege, vermelho-escuro e castanho), T-326/10, nao
publicado, EU:T:2012:436, n.° 56].

No presente caso, em conformidade com o pedido de registo, a marca em causa foi registada como
marca figurativa e com base na representacdo grafica e na descri¢ao reproduzidas nos n.” 2 e 3, supra.

No n.° 38 da decisdo impugnada, a Camara de Recurso interpretou a marca em causa da seguinte
forma:

«Consiste em trés faixas finas pretas verticais e paralelas sobre um fundo branco, aproximadamente
cinco vezes mais altas do que largas. Apresenta poucas caracteristicas: a relacdo altura/largura (cerca de
5: 1), o espaco branco é equidistante entre as faixas pretas e as faixas serem paralelas.»

H4 que constatar que esta interpretacio da marca em causa corresponde fielmente a representacdo
grafica com base na qual esta marca foi registada. Em especial, a Camara de Recurso salientou
corretamente que existia uma relacdo de cerca de 5 para 1 entre a altura total e a largura total da
marca em causa. Por outro lado, a Camara de Recurso tomou corretamente em consideracio a
espessura idéntica das trés faixas pretas e dos dois espagos brancos que separam estas faixas.

Contudo, a recorrente critica esta interpretacdo da marca em causa, alegando, por um lado, que uma
marca figurativa pode ser registada sem indicacdo das suas dimensdes ou das suas proporcoes (v.,
neste sentido e por analogia, Acérddao de 10 de julho de 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070,
n.”* 19 e 27) e, por outro, que a marca em causa constitui uma marca padrdo. Nestas condicdes, a
representacdo grafica da marca em causa tem por Unica fun¢do mostrar um desenho constituido por
trés faixas paralelas equidistantes, sem que sejam relevantes o comprimento das faixas ou a forma
como estas faixas estdo cortadas.

Esta argumentacdo ndo pode ser acolhida.

Primeiro, ha que constatar que embora, para caracterizar a marca em causa na decisdo impugnada, a
Camara de Recurso tenha tomado em consideracdo proporgdes relativas dos diferentes elementos que
compdem esta marca, conforme esta tltima tinha sido representada no pedido de registo, a Camara de
Recurso, em contrapartida, ndo definiu a marca em causa através de uma referéncia as dimensdes com
que esta marca, considerada no seu conjunto, poderia ser reproduzida nos produtos em causa. Daqui
resulta que, contrariamente ao que a recorrente alega, a interpretacdo da marca em causa feita pela
Camara de Recurso ndo poe em causa o facto de que esta marca nédo foi reivindicada em dimensoes
especificas.
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Segundo, a recorrente reconhece que a marca em causa foi validamente registada como marca
figurativa. Ora, resulta da jurisprudéncia mencionada no n.° 30, supra, que uma marca figurativa é, em
principio, registada nas proporcdes que surgem na sua representacdo grafica. Esta constatagdo nao
pode ser posta em causa pelo Acérdio de 10 de julho de 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070,
n.” 19 e 27), invocado pela recorrente. Com efeito, este acérddo limita-se a indicar que um desenho
pode ser registado como marca ainda que ndo tenha indicagdes relativas a dimensao e as proporgdes
do objeto que representa. Em contrapartida, o referido acérdao nao implica que uma marca possa ser
registada sem que as proporgdes do préprio sinal estejam definidas.

Terceiro, a recorrente sustenta em vao que esta marca ndo constitui uma marca figurativa comum, mas
uma marca padrdo cujas proporg¢des ndo sdo imoveis.

A este respeito, desde logo, ndo resulta nem da representacdo grafica da marca em causa nem da
descricdo desta marca que esta é composta por uma série de elementos que se repetem regularmente.

Em seguida, a afirmacdo da recorrente segundo a qual o objeto da protecdo conferida pela marca em
causa consiste na utilizacdo de trés faixas paralelas equidistantes, independentemente do seu
comprimento ou da forma como estdo cortadas, ndo encontra fundamento em nenhum elemento
concreto. Ora, por um lado, esta afirmagdo contradiz a representacdo grafica da marca em causa, que
mostra um sinal caracterizado por uma relacdo de cerca de 5 para 1 entre a sua altura total e a sua
largura total, bem como pela sua forma retangular, estando as trés faixas que a compdem cortadas
num angulo reto. Por outro lado, a referida afirmacdo ndo é corroborada pela descricio da marca em
causa, que se limita a recordar que esta marca consiste em «trés faixas paralelas equidistantes de
largura igual» e a precisar que podem ser «aplicadas ao produto em qualquer direcdo», sem indicar
que o comprimento das faixas pode ser alterado ou que as faixas podem ser cortadas na obliqua.

Por ultimo, embora seja certo que, antes da entrada em vigor do Regulamento de Execugao 2017/1431,
as orientacodes relativas ao exame do EUIPO indicavam que «as marcas que ilustrem um [motivo eram]
marcas “figurativas” de acordo com a pratica do [EUIPO]», estas orientacdes nio apresentavam uma
definicdo destas marcas padrao que fosse diferente da que resulta da jurisprudéncia mencionada no
n.° 34, supra. Com efeito, as referidas orientagdes especificavam que uma «marca figurativa [podia] ser
considerada uma marca “padrdao” quando [fossem compostas] exclusivamente por uma série de
elementos que se [repetiam] regularmente».

Nestas condigdes, ha que concluir que a marca em causa é uma marca figurativa comum, e ndo uma
marca padrdo. Por conseguinte, por um lado, a Camara de Recurso ndo cometeu um erro na
interpretacdo da marca em causa e, por outro, a recorrente nido pode, seja como for, invocar o
principio da protecdo da confianga legitima para contestar esta interpretagao.

Daqui resulta que a primeira acusagao deve ser afastada.

2. Quanto a segunda acusacdo, relativa a aplicacdo errada da «Lei das Variantes Autorizadas»

No ambito da segunda acusagdo, a recorrente, apoiada pela associacdo interveniente, alega que a
Camara de Recurso aplicou erradamente a «Lei das Variantes Autorizadas». A recorrente define esta
lei como a regra segundo a qual também é considerada uma utilizacdo da marca uma utilizacdao de
uma marca sob uma forma que difira em elementos que ndo alterem o cardter distintivo dessa marca
na forma sob a qual foi registada. A recorrente alega que, contrariamente ao entendimento da Camara
de Recurso, os documentos por si apresentados dizem, no seu conjunto, respeito a formas de utilizacao
da marca em causa para as quais o cardter distintivo da marca ndo se altera. Por conseguinte, estas
formas de utilizagdo sdo pertinentes para apreciar se a marca em causa adquiriu carater distintivo.

8 ECLL:EU:T:2019:427
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Antes de analisar o mérito desta acusacdo, importa definir, previamente, o conceito de «utilizagdo» da
marca na acecdo do artigo 7.°, n.” 3, e do artigo 52.°, n.” 2, do Regulamento n.” 207/2009.

a) Quanto ao conceito de utilizacdo da marca na acegdo do artigo 7.°, n.’ 3, e do artigo 52.°, n.° 2,
do Regulamento n.° 207/2009

A recorrente, apoiada pela associagdo interveniente, considera que o conceito de utilizagdo da marca na
acecdo do artigo 7.°, n.° 3, e do artigo 52.°, n. 2, do Regulamento n.” 207/2009 deve ser interpretado da
mesma forma que o conceito de marca utilizada seriamente que consta do artigo 15.°, n.° 1, do mesmo
regulamento (atual artigo 18.°, n.° 1, do Regulamento 2017/1001), que inclui, em determinados casos, a
utilizacdo dessa marca sob formas que diferem da forma na qual a referida marca foi registada.

O EUIPO e a interveniente contestam esta argumentacgdo. Alegam que o conceito de «utilizacdo» que
consta do artigo 7.°, n.’ 3, e do artigo 52.°, n.” 2, do Regulamento n.” 207/2009 é mais restrito do que o
conceito de «utilizado seriamente» constante do artigo 15.°, n.° 1, do mesmo regulamento. Consideram
ambos que, para demonstrar que uma marca adquiriu carater distintivo, o titular da marca sé pode
invocar a utilizacdo da marca nos termos em que esta foi registada. S6 poderdo ser aceites variagoes
insignificantes.

Importa determinar se, no que se refere as formas de utilizacdo de uma marca que podem ser tomadas
em consideracdo, o conceito de «utilizagdo» da marca na ace¢do do artigo 7.°, n.’ 3, e do artigo 52.°,
n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 deve ou ndo ser interpretado da mesma forma que o conceito de
«utilizado seriamente» que consta do artigo 15.°, n.° 1, do mesmo regulamento.

A este respeito, é util recordar que o artigo 15.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea a), do Regulamento
n.° 207/2009 [atual artigo 18.°, n.° 1, segundo pardgrafo, alinea a), do Regulamento 2017/1001] prevé
que constitui igualmente uma utilizagdo séria de uma marca registada a «utilizagdo d[esta marca] sob
uma forma que difira em elementos que nédo alterem o caréter distintivo da [referida] marca na forma
sob a qual foi registada». Resulta desta disposicdo que se deve considerar que uma marca registada foi
objeto de utilizagdo séria quando seja feita prova da utilizagdo dessa marca sob uma forma ligeiramente
diferente daquela sob a qual foi registada (Acérdio de 13 de setembro de 2007, II Ponte
Finanziaria/THMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, n.’ 86).

Ha que observar que, ao evitar exigir uma conformidade estrita entre a forma utilizada no comércio e
aquela sob a qual uma marca foi registada, o artigo 15.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea a), do
Regulamento n.° 207/2009 tem por objetivo permitir que o titular desta marca acrescente a esta
ultima, por ocasido da sua exploragdo comercial, as variacbes que, sem lhe alterarem o carater
distintivo, a permitam adaptar da melhor forma as exigéncias de comercializacdo e de promocgdo dos
produtos ou dos servicos em causa (Acérdio de 25 de outubro de 2012, Rintisch, C-553/11,
EU:C:2012:671, n.° 21, e de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o., C-252/12,
EU:C:2013:497, n.° 29).

Contrariamente ao artigo 15.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009, o
artigo 7.°, n.° 3, e o artigo 52.°, n.° 2, do mesmo regulamento ndo preveem expressamente a utilizacdo
da marca sob formas que diferem daquela sob a qual esta marca foi sujeita a registo e, eventualmente,
registada.

Esta diferenca de redacdo explica-se pelo facto de as disposicoes referidas no n.° 55, supra, terem
origem numa légica diferente. Com efeito, o artigo 15.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea a), do
Regulamento n.” 207/2009 ndo se aplica a uma marca que ja tenha sido registada e cujo carater
distintivo ndo seja contestado. Este artigo permite assim manter a protecdo da marca através da prova
da sua utilizacdo, sendo caso disso, sob certas formas que diferem da forma sob a qual foi registada.
Em contrapartida, o artigo 7.°, n.° 3, e o artigo 52.°, n.” 2, do mesmo regulamento baseiam-se na ideia
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de que a utilizagdo, respetivamente, de um sinal intrinsecamente ndo distintivo e de uma marca
erradamente registada, ndo obstante a inexisténcia de cardter distintivo desta, pode, em certas
situacdes, permitir que este sinal ou esta marca sejam ou permanecam registados. Por outras palavras,
o artigo 15.°, n. 1, segundo pardgrafo, alinea a), do Regulamento n.” 207/2009 tem como ponto de
partida o registo de uma marca e implica o exame posterior da sua utilizacdo, ao passo que o
artigo 7.°, n.° 3, e o artigo 52.%, n.” 2, do mesmo regulamento tém como ponto de partida a utilizagdo
de um sinal para obter, se for caso disso, o seu registo ou a sua manutencgao.

Nao deixa de ser verdade que a necessidade, referida no n.° 54, supra, de introduzir algumas alteragdes
a uma marca para efeitos da sua exploracdo comercial também deve ser vilida durante o periodo em
que esta marca adquire, se for caso disso, cardter distintivo apds a sua utilizacdo na acecdo do
artigo 7.°, n.° 3, e do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009.

E por este motivo que o critério da utilizacdo ndo pode ser analisado a luz de elementos diferentes
consoante esteja em causa determinar se este critério é suscetivel de dar origem a direitos relativos a
uma marca ou assegurar a manutencdo de semelhantes direitos. Embora seja possivel adquirir a
protecdo como marca para um sinal através de uma certa utilizacdo que dele seja feita, essa mesma
forma de utilizacdo deve ser suscetivel de assegurar a manutencdo dessa protecdo. Por conseguinte, no
que se refere as formas de utilizacdo, as exigéncias que prevalecem no que respeita a verificagdo da
utilizacdo séria de uma marca sdo andlogas as relativas a aquisicdo do carater distintivo de um sinal
através da utilizacdo com vista ao seu registo (Acérdao de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding,
C-12/12, EU:C:2013:253, n.” 33 e 34; v. igualmente, neste sentido e por analogia, Conclusdes da
advogada-geral J. Kokott no processo Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:61, n.’ 24).

Daqui resulta que as formas de utilizacdo de uma marca visadas no artigo 15.°, n.’ 1, do Regulamento
n.° 207/2009, incluindo as que sé se distinguem através de «elementos que ndo alterem o carater
distintivo d[esta] marca», devem ser tomadas em consideracio ndo sé para verificar se a referida
marca foi objeto de utilizacdo séria na acecdo da referida disposicio mas também para determinar se
essa marca adquiriu carater distintivo através da utilizacdo que dela foi feita na acecdo do artigo 7.°,
n.’ 3, e do artigo 52.°, n.’ 2, do Regulamento n.’ 207/2009.

E certo que no ambito do artigo 7.% n.° 3, e do artigo 52.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 seria
inadequado falar em alteragdo do carater distintivo ainda antes de ter sido determinado se a marca
adquiriu ou ndo esse carater.

Ora, foi declarado que o artigo 15.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea a), do Regulamento n.® 207/2009
visa as situagdes nas quais a forma do sinal utilizado no comércio difere da forma sob a qual este
sinal foi registado unicamente em elementos insignificantes, pelo que os dois sinais podem ser
considerados globalmente equivalentes [v., neste sentido, Acérddos de 15 de dezembro de 2015, LTJ
Diffusion/THMI — Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, n.° 18 e
jurisprudéncia referida, e de 13 de setembro de 2016, hyphen/EUIPO — Skylotec (Representacido de
um poligono), T-146/15, EU:T:2016:469, n.° 27].

Nestas condicdoes e como considera corretamente a recorrente, o conceito de utilizacdo de uma marca
na acecdo do artigo 7.°, n.° 3, e do artigo 52.°, n.” 2, do Regulamento n.° 207/2009 deve ser interpretado
no sentido de que remete ndo apenas para a utilizacdo da marca na forma sob a qual foi sujeita ao
registo e, sendo caso disso, sob a qual foi registada, mas também para a utilizagdo da marca sob
formas que diferem desta forma através unicamente de variagdes insignificantes e que, por esse
motivo, se pode considerar que sdo globalmente equivalentes a referida forma.

No presente caso, ha que salientar que a Camara de Recurso aplicou, em substancia, o critério
enunciado no n.° 61, supra. Com efeito, a Camara de Recurso mencionou o artigo 15.°, n.° 1, segundo
paragrafo, alinea a), do Regulamento n.° 207/2009 (n.° 30 da decisdo impugnada) e precisou que esta
disposicdo s6 permite tomar em consideracdo a utilizacdo de um sinal que difira da forma sob a qual
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um sinal foi registado através de elementos insignificantes, pelo que se podia considerar que os dois
sinais eram globalmente equivalentes (n.° 32 da decisdo impugnada). A Camara de Recurso indicou
igualmente que, em principio, ndo era necessario, no dmbito do artigo 7.°, n.° 3, deste regulamento,
que a marca fosse reproduzida nos elementos de prova exatamente da mesma forma com que foi
registada (n.” 69 da decisao impugnada).

b) Quanto a aplicacio da «Lei das Variantes Autorizadas»

A recorrente acusa a Camara de Recurso de ter ignorado a «Lei das Variantes Autorizadas» por ter
considerado, erradamente, primeiro, que, perante uma marca extremamente simples, mesmo uma
ligeira variacdo pode conduzir a uma alteracdo significativa das caracteristicas da marca conforme foi
registada, segundo, que a utilizagdo da marca em causa sob a forma de um esquema de cores
invertido altera necessariamente o cardter distintivo desta marca, terceiro, que certos elementos de
prova mostravam um sinal com duas faixas em vez de trés e, quarto, que a utilizacio de faixas
inclinadas altera o carater distintivo da referida marca.

O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

A titulo preliminar, hd que salientar que a argumentacdo da recorrente visa essencialmente contestar a
parte da decisdo impugnada na qual a Camara de Recurso examinou se a marca em causa estava ou
ndo presente nos elementos de prova apresentados pela recorrente (n.”* 29 a 45 da decisdo
impugnada). A maioria destes elementos de prova consiste em imagens, retiradas de catdlogos ou de
outros suportes publicitdrios, que mostram produtos revestidos de diferentes sinais.

No final do seu exame, a Camara de Recurso considerou, como anteriormente havia feito a Divisao de
Anulacdo, que a grande maioria dos documentos apresentados pela recorrente ndo tinha nenhuma
relacito com a marca em causa, estando, contudo, relacionada com outros sinais que diferiam
significativamente desta marca (v., nomeadamente, n.” 33, 42 e 69 da decisdo impugnada).

ECLILEU:T:2019:427 11
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68 Em especial, nos n.” 39, 40 e 43 da decisdo impugnada, a Camara de Recurso reproduziu os seguintes
exemplos de elementos de prova, que, em sua opinido, ndo sdo suscetiveis de provar a utilizacdo da
marca em causa:
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cﬁhaf

E a luz destes elementos que ha que examinar as quatro acusa¢des formuladas pela recorrente contra a
decisao impugnada (n.° 64, supra) e determinar em seguida se a Camara de Recurso afastou
acertadamente os documentos apresentados pela recorrente.

—
whe = ==aqdidas
adidas adidas

1) Quanto a tomada em consideragdo do cardter extremamente simples da marca em causa

A Camara de Recurso qualificou a marca em causa de «extremamente simples», na medida em que
esta marca apresentava um ndmero relativamente reduzido de caracteristicas e consistia em trés
linhas pretas paralelas numa configuracdo retangular sobre um fundo branco (n.”* 37, 38 e 69 da
decisao impugnada). Considerou que, atendendo a extrema simplicidade da marca em causa, a
introdugdo de uma ligeira variagdo, por mais pequena que seja, pode conduzir a uma alteracdo
significativa das caracteristicas da marca conforme foi registada (n.” 69 da decisdo impugnada).

A este respeito, por um lado, ha que salientar que a recorrente ndo contesta o carater extremamente
simples da marca em causa.

Por outro lado, contrariamente ao que a recorrente alega, hd que considerar que, perante uma marca
extremamente simples, da introducdo de ligeiras alteragdes, por mais pequenas que sejam, podem
resultar variagdes que ndo sdo insignificantes, pelo que ndo se pode considerar que a alteracdo é
globalmente equivalente a forma registada da referida marca. Com efeito, quanto mais uma marca for
simples, menos é suscetivel de ter carater distintivo e mais uma alteracdo introduzida a essa marca
pode afetar uma das suas caracteristicas essenciais e alterar, assim, a percecdo que o publico
pertinente tem da referida marca [v., neste sentido e por analogia, Acérdao de 13 de setembro de 2016

(Representacdo de um poligono), T-146/15, EU:T:2016:469, n.” 33 e 52 e jurisprudéncia referida).
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Daqui resulta que a Cdmara de Recurso ndo cometeu um erro quando tomou em consideracdo o
carater extremamente simples da marca em causa.

2) Quanto as consequéncias da inversio do esquema de cores

A Camara de Recurso precisou que, embora a marca em causa consistisse em trés faixas pretas sobre
um fundo branco, se podia, no entanto, reconhecer que equivalia, em substincia, a «trés faixas
coloridas sobre um fundo mais claro» (n.° 38 da decisdo impugnada). Em contrapartida, a Cadmara de
Recurso considerou que havia que afastar, designadamente, os elementos de prova nos quais o
esquema de cores estava invertido, a saber, os que mostravam faixas brancas (ou claras) sobre um
fundo negro (ou escuro) (n.” 38 e 42 da decisdo impugnada).

A recorrente, apoiada pela associagdo interveniente, entende, contrariamente a Camara de Recurso, que
a utilizacdo da marca em causa sob a forma de um esquema de cores invertido ndo altera o carater
distintivo desta marca. Com efeito, a marca em causa foi registada em preto e branco e nao foi feito
um pedido de cor especial. Daqui resulta que a utilizagdo desta marca em diferentes combinagoes de
cores com respeito pelo contraste entre as trés faixas e o fundo constitui uma utilizacdo desta marca,
na acecdo do artigo 7.°, n.° 3, e do artigo 52.°, n.” 2, do Regulamento n.’ 207/20009.

A este respeito, hd que constatar que a marca em causa é uma marca figurativa que ndo contém
nenhum elemento nominativo e que apresenta poucas caracteristicas (n.° 36, supra). A utilizacido de
trés faixas pretas sobre um fundo branco é uma dessas caracteristicas. Esta caracteristica estd na
origem de um contraste inicial entre, por um lado, as trés faixas pretas e, por outro lado, o fundo
branco, bem como os espagos brancos que separam estas faixas.

Nestas condi¢oes, atendendo nomeadamente a extrema simplicidade da marca em causa e a
importancia da caracteristica descrita no n.° 76, supra, o facto de inverter o esquema de cores, ainda
que mantendo um forte contraste entre as trés faixas e o fundo, ndo pode ser qualificado de variacdo
insignificante quando comparado com a forma registada da marca em causa.

Daqui resulta que foi com razio que a Cimara de Recurso rejeitou os elementos de prova que
mostravam ndo a marca em causa mas outros sinais que consistem em trés faixas brancas (ou claras)
sobre um fundo preto (ou escuro).

Esta conclusdo, que diz nomeadamente respeito a todas as imagens reproduzidas no n.® 68, supra, com
excecdo de duas imagens que mostram trés faixas paralelas de cor preta estreitamente associadas a um
logétipo constituido pelo vocdbulo «adidas», ndo pode ser posta em causa pelos outros argumentos da
recorrente e da associacdo interveniente.

Primeiro, a recorrente considera que a abordagem da Camara de Recurso contradiz a abordagem que
foi adotada por alguns o6rgdos jurisdicionais nacionais, especialmente por dois 6rgdos jurisdicionais
alemdes e por um O6rgao jurisdicional francés. Estes 6rgaos jurisdicionais ndo retiraram nenhuma
consequéncia da inversdo do esquema de cores.

A este respeito, hd que recordar que o regime de marcas da Unido Europeia é um sistema auténomo,
constituido por um conjunto de normas e que prossegue objetivos que lhe séo especificos, sendo a sua
aplicacdo independente de qualquer sistema nacional (Acérdio de 25 de outubro de 2007,
Develey/THMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, n.° 65). Por conseguinte, a apreciagio da marca em causa
deve basear-se apenas na regulamentacdo pertinente da Unido, pelo que as decisdes proferidas por
6rgdos jurisdicionais ndo podem pdr em causa a legalidade da decisio impugnada [Despacho de
22 de outubro de 2014, Repsol YPF/IHMI, C-466/13 P, nao publicado, EU:C:2014:2331, n.° 90; v.
igualmente, neste sentido, Acérddao de 12 de novembro de 2008, Lego Juris/IHMI — Mega Brands
(Tijolo da Lego vermelho), T-270/06, EU:T:2008:483, n.° 91].
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Segundo, a recorrente alega que a abordagem consagrada pela Cdmara de Recurso a coloca numa
«situacdo impossivel», devido a solucdo adotada pela Segunda Cédmara de Recurso numa Decisdo de
28 de novembro de 2013 (adidas/Shoe Branding Europe BBVA, processo R 1208/2012-2, n.® 78). Nessa
decisdo, a Segunda Camara de Recurso considerou que uma outra marca da recorrente, que representa
faixas brancas sobre um fundo preto, devia ser aplicada exatamente desta forma no produto, a saber,
sob a forma de um retangulo preto que contém faixas brancas. Segundo a recorrente, resulta da
combinacdo da referida decisaio e da decisdo impugnada que, na pratica, a recorrente nio pode
invocar nem formas de utilizacio que consistam em trés faixas pretas sobre um fundo branco nem
formas que consistam em trés faixas brancas sobre um fundo preto.

A este respeito, hd que responder que, por razdes de seguranca juridica e de boa administragdo, o
exame de qualquer pedido de declaracdo de nulidade deve ser efetuado de forma estrita e completa,
para evitar que continuem a estar registadas marcas que foram registadas de forma indevida. Este
exame deve ser realizado em cada situagdo concreta. Com efeito, o registo de um sinal como marca
depende de critérios especificos, aplicaveis no ambito das circunstancias factuais do caso concreto,
destinados a verificar se o sinal em causa ndo é abrangido por um motivo de recusa (v., por analogia,
Acérdao de 10 de margo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139,
n.° 77). Daqui resulta que, no presente litigio, a recorrente ndo pode utilmente invocar que pode
sofrer consequéncias que podem decorrer de outra decisdo do EUIPO relativa a um sinal diferente da
marca em causa. Para mais, hd que recordar que a Decisdo de 28 de novembro de 2013, admitindo que
tenha tido o alcance e as consequéncias que lhe sdo reconhecidas pela recorrente, foi anulada pelo
Acérdao de 21 de maio de 2015, adidas/IHMI — Shoe Branding Europe (Duas linhas paralelas sobre
um sapato) (T-145/14, nao publicado, EU:T:2015:303).

Terceiro, a recorrente invoca varios acérddos nos quais o Tribunal Geral declarou que a utilizacao de
certas marcas com diferentes combinacdes de cores, incluindo um esquema de cores invertido, ndo
alterava o carater distintivo dessas marcas. Ora, no que respeita a solugdes concretas e atendendo a
jurisprudéncia mencionada no n.” 83, supra, este argumento ndo pode proceder no ambito do presente
litigio. A fortiori, tratando-se de uma questdo distinta, a recorrente também ndo pode invocar outros
acérdidos nos quais o Tribunal Geral declarou que a inversiao do esquema de cores ndo se opunha, em
determinadas situagdes, a que se considerasse que duas marcas em conflito fossem semelhantes para
efeitos da aplicacdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 [atual artigo 8.°, n.° 1,
do Regulamento 2017/1001].

Quarto, a recorrente e a associacdo interveniente alegam que a abordagem da Camara de Recurso que
consiste em tomar em consideragdao o grau de simplicidade ou de complexidade da marca e a constatar
a inexisténcia de equivaléncia do sinal utilizado quando o esquema de cores é invertido viola o
principio, enunciado no artigo 4.° do Regulamento n.° 207/2009, segundo o qual todos os sinais
suscetiveis de representacdo grafica podem, em principio, constituir marcas da Unido Europeia. Em sua
opinido, desta abordagem resulta que alguns sinais, como os que consistem num padrdo ou os que
foram registados em preto e branco e foram em seguida utilizados em diferentes formas e em diversas
cores, ficam automaticamente excluidos da protecdo de que beneficiam as marcas da Unido Europeia.

A este respeito, ha que recordar que, nos termos do préprio artigo 4.° do Regulamento n.° 207/2009, os
sinais mencionados por esta disposicio s6 podem constituir marcas da Unido Europeia se forem
adequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outras empresas. Para mais, a
abordagem da Cémara de Recurso que consiste em verificar, tomando em consideracdo as
caracteristicas proprias da marca em causa, se esta adquiriu carater distintivo através da utilizacdo nao
deve, em principio, obstar ao registo de certas categorias de sinais como marcas da Unido Europeia.
Daqui resulta que esta abordagem néo viola o artigo 4.° do Regulamento n.® 207/2009.

Quinto, a recorrente e a associacdo interveniente invocam as consequéncias excessivas que podem

decorrer para os titulares de marcas da abordagem seguida pela Camara de Recurso. Explicam que,
caso essa abordagem viesse a ser confirmada, os titulares de marcas teriam dificuldades em provar
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que as suas marcas, designadamente as que sdo apostas em pecas de vestudrio, tinham adquirido
cardter distintivo através da utilizacdo, pelo que seriam, na pratica, obrigados a registar,
sistematicamente, todas as suas marcas em esquemas de cores invertidos e em diversas combinagdes de
cores.

Todavia, por um lado, ha que recordar que as Camaras de Recurso estdo obrigadas a aplicar as
disposicoes do Regulamento n.” 207/2009 e, em particular, a recusar ou a anular o registo de marcas
desprovidas de cardter distintivo, independentemente dos inconvenientes que dai resultem para os
titulares de marcas. Por outro lado, o artigo 7.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento n.° 207/2009 reflete
um objetivo de interesse geral, que se confunde, de forma evidente, com a fungdo essencial da marca,
que consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou
do servico designado pela marca, permitindo-lhe distinguir sem confusdo possivel este produto ou
este servico de outros que tenham outra proveniéncia (Acérdios de 16 de setembro de 2004,
SAT.1/THMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, n.° 27, e de 8 de maio de 2008, Eurohypo/IHMI,
C-304/06 P, EU:C:2008:261, n.° 56). Atendendo a este objetivo de interesse geral, as consequéncias
que resultam para os titulares de marcas da aplicacdo das disposi¢des do Regulamento n.” 207/2009
nao podem ser qualificadas de excessivas. Por conseguinte, a abordagem seguida pela Camara de
Recurso ndo é incompativel com o principio da proporcionalidade.

3) Quanto as imagens que mostram duas faixas negras sobre um fundo branco

A Camara de Recurso salientou que algumas imagens apresentadas pela recorrente mostravam sinais
que, na realidade, comportavam ndo trés, mas apenas duas faixas pretas paralelas (ou escuras) que
contrastavam com um fundo branco (ou claro) (n.”* 39, 41 e 42 da decisdo impugnada). Esta
constatacdo diz nomeadamente respeito as nove primeiras imagens reproduzidas no n.’ 68, supra.

A recorrente contesta esta afirmacio da Camara de Recurso. Com efeito, por um lado, a Cadmara de
Recurso contradiz-se porquanto chega a esta conclusdo apenas para uma parte das imagens
apresentadas. Por outro lado, as imagens em causa mostram sinais que ndao comportam duas faixas
pretas (ou escuras) sobre um fundo branco (ou claro), mas trés faixas brancas (ou claras) sobre um
fundo preto (ou escuro).

A este respeito, ha que observar que, ainda que se admita, como a recorrente sustenta, que as imagens
em causa mostram, na realidade, sinais que consistem em trés faixas brancas (ou claras) sobre um
fundo preto (ou escuro), hi, assim, que considerar que estas imagens mostram utilizagdes da marca
em causa sob formas para as quais o esquema de cores estd invertido. Nestas condicdes, estes
documentos devem, seja como for, ser afastados pelas razdes indicadas nos n.” 77 e 78, supra.

Por conseguinte, a circunstancia de a Camara de Recurso ter indicado, erradamente, que certas
imagens mostravam sinais que consistem em duas faixas pretas (ou escuras) sobre um fundo branco
(ou claro) ndo é relevante para efeitos da legalidade da decisdo impugnada.

4) Quanto as imagens que mostram faixas inclinadas

No que diz respeito a décima imagem reproduzida no n.’ 68, supra, a Camara de Recurso salientou
que, embora esta imagem mostre uma atleta que traz vestida uma peca de vestudrio em que estd
aposta uma marca de trés faixas, as faixas estavam, no entanto, inclinadas num éangulo que era
diferente daquele que caracteriza a marca em causa sob a sua forma registada (n.° 41 da decisao
impugnada). Considerou que, nesta situacdo, as «dimensdes» da marca em causa ji ndo eram
respeitadas (n.° 42 da decisdo impugnada).
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A recorrente contesta a possibilidade de as imagens serem afastadas apenas porque as faixas estdo
inclinadas. Alega que as faixas estdo apostas em produtos usados por atletas e que, por conseguinte, a
sua inclinacdo e a sua direcdo dependem do movimento desses atletas, bem como da forma como os
produtos sdo dobrados e apresentados. Para ilustrar a sua argumentacgao, a recorrente reproduz na sua
peticdo quatro imagens que mostram atletas em movimento que trazem vestidas pecas de vestudrio em
que estd aposta uma marca constituida por trés faixas paralelas que ndo estdo na vertical mas estdo
inclinadas.

A este respeito, por um lado, ha que salientar que a imagem mencionada no n.” 93, supra, e afastada
pela Camara de Recurso mostra um sinal cujo esquema de cores estd invertido. Sucede o mesmo com
as quatro imagens mencionadas no n.° 94, supra, e invocadas pela recorrente. Nestas condigdes, estas
cinco imagens devem, seja como for, ser afastadas pelas razoes indicadas nos n.”* 77 e 78, supra.

Por outro lado, a recorrente ndo identifica nenhuma imagem que mostre uma marca com trés faixas
que respeite o esquema de cores e que, no entanto, terd sido afastada ou ignorada pela Camara de
Recurso apenas porque as faixas representadas estavam inclinadas.

Por conseguinte, a recorrente ndo pode utilmente acusar a Camara de Recurso de ter constatado que,
nalgumas imagens, as faixas representadas estavam inclinadas.

5) Conclusdo sobre a aplicagcdo da «Lei das Variantes Autorizadas»

A recorrente ndo formula mais nenhuma critica contra a andlise efetuada pela Camara de Recurso das
diferentes imagens apresentadas pela recorrente, nomeadamente as reproduzidas no n.° 68, supra.

Em especial, por um lado, a recorrente ndo questiona a rejei¢ao, pela Camara de Recurso, das ultimas
quatro imagens reproduzidas no n.° 68, supra. Estas imagens mostram sinais complexos constituidos
simultaneamente por um logétipo composto a partir do nome «adidas» e por um elemento figurativo
que comporta trés faixas dentro de um tridangulo, de um trevo de trés folhas ou de uma forma
redonda. Além disso, na audiéncia, a recorrente reconheceu expressamente o carater ndo pertinente
destas imagens.

Por outro lado, a recorrente ndo contesta o facto de que determinadas imagens consistem em
fotografias de sapatos sobre os quais estd aposto um sinal constituido por trés faixas paralelas de cor
clara, nitidamente mais espessas e mais curtas do que as que constituem a marca em causa sob a sua
forma registada e cortadas de forma obliqua. E o que sucede nomeadamente com as trés imagens de
sapatos reproduzidas no n.° 68, supra, e afastadas nos n.” 41 e 42 da decisdo impugnada. Ora, além
do facto de, nesta situacdo, o esquema de cores ndo ser respeitado, a alteracio simultinea da
espessura e do comprimento das faixas assim como a forma como estas estdo cortadas afeta
significativamente varias das caracteristicas da marca em causa descritas no n.” 36, supra.

Assim, as imagens referidas nos n.” 99 e 100, supra, sao relativas a formas de utilizacdo que diferem da
forma sob a qual a marca em causa foi registada. As diferencas observadas constituem variagbes que
ndo sdo insignificantes, pelo que ndo se pode considerar que as formas de utilizagdo em causa sdo
globalmente equivalentes a forma registada da marca em questao.

Por outro lado, embora a recorrente tenha invocado, na audiéncia, a possibilidade de utilizar a marca
em causa sob formas que ndo respeitam a relagdo de cerca de 5 para 1 referida nos n.” 36 e 37,
supra, ndo resulta dos fundamentos da decisao impugnada que a Camara de Recurso sé afastou as
formas de utilizacdo da marca em causa porque estas ndo respeitaram esta relacdo.
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Nestas condigoes, a conclusdo da Camara de Recurso segundo a qual os sinais que aparecem na grande
maioria das imagens apresentadas diferem significativamente da forma registada da marca em causa
nao é errada. Foi assim com razdo que a Camara de Recurso afastou estas imagens, pelo facto de estas
serem relativas a sinais diferentes da marca em causa. Por conseguinte, a recorrente ndo tem razao
quando invoca uma violagdo da «Lei das Variantes Autorizadas».

Portanto, a segunda acusagdo e, por conseguinte, a primeira parte do dnico fundamento devem ser
afastadas na globalidade.

by 1\

C. Quanto a segunda parte, relativa a um erro de apreciacio no que respeita a aquisicao de
carater distintivo através da utilizacao

No ambito da segunda parte do fundamento, a recorrente sustenta, em substincia, que a Camara de
Recurso cometeu um erro de apreciagdo quando considerou que a recorrente nio tinha provado que a
marca em causa tinha adquirido cardter distintivo apéds a utilizagdo que dela tinha sido feita na Unido.

A recorrente alega que apresentou um numero muito elevado de elementos de prova que devem ser
apreciados de forma global e independentemente da cor, do comprimento e da inclinacdo das faixas
representadas. Estes elementos de prova permitem provar a utilizacdo intensiva da «marca das trés
faixas paralelas equidistantes» assim como o reconhecimento que o publico pertinente tem desta
marca e o facto de que a ird entender no sentido de que designa os produtos da recorrente. Esta
prova foi apresentada relativamente a todo o territério da Unido, e isto a luz apenas dos documentos
que mostram a marca em causa sob a sua forma registada.

Importa, antes de mais, salientar que, para provar que a marca em causa adquiriu carater distintivo, a
recorrente ndo pode invocar todos os elementos de prova que mostram uma marca composta por trés
faixas paralelas equidistantes. Com efeito, resulta da resposta dada a primeira parte do fundamento que
os elementos de prova pertinentes sdo apenas os que mostram a marca em causa sob a sua forma
registada ou, na sua falta, sob formas globalmente equivalentes, o que exclui as formas de utilizagdao
caracterizadas por uma inversdo do esquema de cores ou pelo nido respeito de outras caracteristicas
essenciais da marca em causa.

Nestas condi¢oes, hd que determinar, num primeiro momento, se a Camara de Recurso apreciou
corretamente a pertinéncia dos diferentes elementos de prova que a recorrente lhe apresentou para
provar que a marca em causa foi utilizada e que adquiriu caréter distintivo. Num segundo momento,
haverd que examinar, a luz de todos os elementos apresentados, se foi com razdo que a Camara de
Recurso considerou que esta prova nao foi feita para o territério geograficamente pertinente, a saber,
o territério da Unido.

1. Quanto ao cardter pertinente dos elementos de prova apresentados

E jurisprudéncia constante que, para apreciar a aquisicio de carater distintivo por uma marca apds a
utilizacdo que dela foi feita, podem ser tomadas em consideracdo, nomeadamente, a quota de mercado
detida pela marca, a intensidade, a drea geografica e a duragao da utilizacdo desta marca, a importancia
dos investimentos realizados pela empresa para a promover, a percentagem dos meios interessados que
identifica o produto ou o servico como sendo proveniente de uma determinada empresa gracas a
marca, bem como as declaragdoes das camaras de comércio e de inddstria ou de outras associagoes
profissionais (Acdérddos de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97,
EU:C:1999:230, n.° 51, e de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.° 60).
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A quota de mercado detida pela marca e a quota do volume publicitirio para o mercado dos produtos
em causa representada pelos investimentos publicitdrios levados a cabo para promover uma marca
podem assim constituir indicagdes pertinentes para apreciar se esta marca adquiriu cardter distintivo
através da utilizacdo (Acérdao de 22 de junho de 2006, Storck/THMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422,
n” 76 e 77).

Os elementos mencionados nos n.” 109 e 110, supra, devem ser apreciados globalmente (Acérdaos de
4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.” 49, e de
7 de julho de 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, n.* 31).

Se, com base nesses elementos, os meios interessados ou, pelo menos, uma fragdo significativa destes
identificarem gracas a marca o produto como sendo proveniente de uma determinada empresa, devera
concluir-se que o requisito exigido pelo artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.” 207/2009 para o registo da
marca estd preenchido (v., por analogia, Acérddo de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.° 52).

No presente caso, os elementos de prova apresentados pela recorrente podem ser agrupados em vdrias
categorias, a saber, primeiro, as imagens ja evocadas no ambito do exame da primeira parte do
fundamento, segundo, dados relativos ao volume de negdcios e as despesas com marketing e
publicidade, terceiro, estudos de mercado e, quarto, os outros elementos de prova.

a) Quanto as imagens

A andlise das imagens apresentadas pela recorrente pde grandemente em causa a pertinéncia destes
documentos.

Com efeito, primeiro, resulta do exame da primeira parte do fundamento que a Camara de Recurso
afastou, corretamente, a grande maioria das imagens que a recorrente apresentou no EUIPO por
considerar que estas imagens, nomeadamente as reproduzidas na decisdo impugnada, diziam respeito
a sinais que ndo eram globalmente equivalentes a forma registada da marca em causa.

E certo que, conforme foi anunciado no n.° 106, supra, a recorrente sustenta que apresentou,
nomeadamente no Tribunal Geral, um «nimero muito elevado» de elementos de prova que mostram
a marca em causa «exatamente» ou «praticamente» com as mesmas «dimensdes» que constavam da
forma registada desta marca.

No entanto, ndo resulta dos documentos apresentados anexos a peticdo inicial que estes contém um
numero significativo de elementos de prova que representam sinais globalmente equivalentes a forma
registada da marca em causa. Ora, hd que recordar, por um lado, que a recorrente apresentou no
EUIPO cerca de 12000 paginas de elementos de prova e, por outro lado, que tanto a Divisdo de
Anulacio como a Camara de Recurso a acusaram de ndo ter apresentado provas da utilizagdo da
prépria marca em causa. Contudo, hd que constatar que, no Tribunal Geral, a recorrente nao
identificou, de entre as imagens apresentadas durante o processo que correu no EUIPO, aquelas que
permitem provar a utilizacdo da marca pedida sob a sua forma registada ou sob formas globalmente
equivalentes.

Segundo, ha que salientar que algumas das imagens afastadas pela Camara de Recurso — entre as quais
as trés primeiras imagens reproduzidas no n.° 68, supra — mostram uma marca com trés faixas aposta
em sacos de desporto, os quais ndo fazem parte dos produtos em causa. Assim, atendendo a
jurisprudéncia mencionada no n.° 20, supra, tais elementos de prova nido sdo, seja como for,
pertinentes.
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Terceiro, embora seja certo que algumas imagens apresentadas pela recorrente correspondem a marca
em causa e sdo, assim, suscetiveis de provar uma determinada utilizacdo desta marca, estas imagens
nao fornecem, porém, e ndo havendo mais nenhum elemento, nenhuma indicacdo sobre a
importancia e a duracdo dessa utilizacdo nem tdo-pouco sobre o impacto da referida utilizacdo na
percecdo que o publico pertinente tem desta marca. Por conseguinte, as referidas imagens nao
permitem provar que esta utilizacdo foi suficiente para que uma fracdo significativa do publico
pertinente identifique, gracas a marca em causa, o produto como sendo proveniente de uma
determinada empresa.

b) Quanto aos dados relativos ao volume de negicios e as despesas com marketing e publicidade

A demandante apresentou nomeadamente no EUIPO uma declaragdo sob juramento que apresentava a
«marca adidas» ou a «marca com trés faixas» e que comportava, para o conjunto dos 28
Estados-Membros da Unido, dados relativos ao volume de negécios da empresa dirigida pela
recorrente bem como ao montante das despesas com marketing e publicidade realizadas por esta
empresa. E precisado nesta declaracio sob juramento que em quase todos os produtos vendidos pela
empresa estd aposta a «marca das trés faixas» e que a grande maioria dos seus suportes publicitirios
mostra esta marca. Esta declaracdo também fornece indicacdes relativas as quotas de mercado da
«marca adidas» nalguns Estados-Membros, a saber, na Alemanha, em Franga, na Polénia e no Reino
Unido. Além disso, esta declaracdo contém um recapitulativo da atividade de patrocinio da recorrente
no ambito de acontecimentos desportivos e de competi¢coes desportivas.

A semelhanca da Divisio de Anulacdo, a Camara de Recurso reconheceu o cariter «impressionante»
dos dados numéricos que figuram na declaragdo sob juramento (n.° 46 da decisdo impugnada). A este
respeito, ndo ha a menor davida de que a recorrente explorou de forma intensiva e duradoura algumas
das suas marcas na Unido e realizou importantes investimentos para as promover.

No entanto, a Camara de Recurso salientou, com razdo, que nio era possivel estabelecer uma ligacdo
entre os dados numéricos fornecidos pela recorrente e a marca em causa, bem como entre estes
dados e os produtos em causa (n.” 46 e 70 da decisdo impugnada).

Com efeito, os dados numéricos fornecidos pela recorrente dizem respeito a atividade da empresa no
seu todo, sem que se tenha procedido a uma distin¢do entre todos os produtos e todas as marcas.
Estes dados incluem, assim, por um lado, a venda e a promoc¢do de produtos ndo pertinentes, tais
como os sacos de desporto (v. n.° 118, supra), e, por outro, a venda e a promogdo de produtos nos
quais estdo unicamente apostos sinais diferentes da marca em causa.

Por outro lado, a maioria dos exemplos de marketing desportivo e de suportes publicitdrios invocados
pela recorrente no EUIPO e reproduzidos na peticio ou apresentados nos anexos desta peticdo
mostram sinais de trés faixas que, devido nomeadamente a uma inversio do esquema de cores, nio
sao globalmente equivalentes a forma registada da marca em causa.

Nestas condigdes, os dados relativos ao volume de negdcios e as despesas com marketing e publicidade

ndo permitem provar que a marca em causa foi utilizada e que adquiriu carater distintivo devido a sua
utilizacao.

¢) Quanto aos estudos de mercado
NO EUIPO, a recorrente apresentou 23 estudos de mercado realizados entre 1983 e 2011 na

Alemanha, na Esténia, em Espanha, em Franca, em Itdlia, nos Paises Baixos, na Roménia, na
Finlandia, na Suécia e no Reino Unido.
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A Céamara de Recurso considerou, em substincia, que, na medida em que muitos dos estudos de
mercado apresentados pela recorrente nao diziam respeito a marca em causa conforme foi registada,
estes estudos ndo eram pertinentes para provar que a marca em causa tinha adquirido caréter
distintivo apds a sua utilizagdo nos territérios dos Estados-Membros em causa (n.” 48 a 50 da decisao
impugnada).

A este respeito, de entre as categorias de estudos de mercado apresentadas pela recorrente no EUIPO,
ha que distinguir duas.

Em primeiro lugar, importa constatar que, no Tribunal Geral, a recorrente menciona explicitamente e
apresenta novamente cinco estudos de mercado realizados entre 2009 e 2011 na Alemanha, na Esténia,
em Espanha, em Franca e na Roménia. A realizacido destes estudos de mercado obedeceu a mesma
metodologia e baseou-se numa representacio grafica idéntica aquela que foi reproduzida no n.° 2,
supra. Permitiram nomeadamente determinar, com base num questiondrio, um «grau de capacidade de
distincdo» da marca em causa, definido como a percentagem das pessoas inquiridas que entende que
esta marca provém de uma tnica empresa quando é utilizada para vestuario de desporto ou para
equipamento de desporto. De acordo com a conclusdo dos referidos estudos de mercado, este grau de
capacidade de distingdo é, para o grande publico, de 57 % na Alemanha, de 48,3 % na Estonia, de 47,1 %
em Espanha, de 52,0 % em Franca e de 30,6 % na Roménia. Para o publico especializado que compra ou
utiliza, ou que é suscetivel de adquirir ou de utilizar, vestudrio de desporto ou equipamento de
desporto, o grau de capacidade de distincao é mais elevado e atinge 63,5% na Alemanha, 52,4 % na
Estonia, 62,7 % em Espanha, 62,7 % em Franca e 43,2 % na Roménia.

Assim, resulta dos cinco estudos de mercado mencionados no n.° 129, supra, por um lado, que estes
dizem respeito a utilizacdo da marca em causa sob a sua forma registada e, por outro, que medem
concretamente a percecdo que o publico pertinente tem desta marca. Por outro lado, nem a Camara
de Recurso nem o EUIPO nem a interveniente contestaram a metodologia adotada para realizar estes
estudos de mercado. Daqui resulta que os referidos estudos de mercado sdo, em principio, elementos
pertinentes para provar que a marca em causa adquiriu carater distintivo apds a utilizagao que dela foi

feita.

No entanto, hd que salientar que, quando da realizagdo dos cinco estudos de mercado mencionados no
n.° 129, supra, os participantes tinham sido previamente interrogados sobre a questao de saber se ja
tinham sido confrontados com esta marca relativamente a vestuario de desporto ou a equipamento de
desporto. Atendendo a insisténcia da recorrente sobre a utilizagdio da marca em causa durante
atividades e competicoes desportivas, ndo se pode excluir que a formulacdo desta questdo prévia tenha
facilitado, no espirito das pessoas inquiridas, a associacdo desta marca com uma determinada empresa.
Nestas condic¢des, deve ser matizada a pertinéncia, relativamente aos produtos em causa, dos estudos

de mercado referidos no n.° 129, supra.

Em segundo lugar, ha que observar que, nos seus articulados, a recorrente se limita a fazer alusao aos
outros 18 estudos de mercado que apresentou no EUIPO e a indicar que a Camara de Recurso rejeitou
os seus estudos de mercado de forma sumadria.

Ora, ha que constatar que estes 18 estudos de mercado foram realizados a respeito de sinais que ndo
sdo globalmente equivalentes a forma registada da marca em causa, nomeadamente devido a inversao
do esquema de cores ou a alteracdo de outras caracteristicas essenciais da marca em causa, tais como
o numero de faixas.

Assim, alguns estudos, realizados na Alemanha em 1983, em Espanha em 1986, em 1991, em 2008 e

em 2009, em Franga em 2011, em Itdlia em 2009, na Finlandia em 2005, na Suécia em 2003 e no
Reino Unido em 1995, dizem respeito a sinais que consistem em duas, trés ou quatro faixas paralelas
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apostas num sapato. Estas faixas, de comprimento, de espessura e de cor varidveis, estavam sempre
apostas de forma especifica no sapato e cortadas de forma obliqua (v., por exemplo, as trés imagens
reproduzidas no n.° 68, supra, e mencionadas no n.° 100, supra).

Outros estudos de mercado, realizados na Alemanha em 2001 e 2004, em Espanha em 1995, em Itdlia
em 2004 e em 2009, e nos Paises Baixos em 2004, dizem respeito a sinais que consistem em duas ou
trés faixas brancas apostas em pecas de vestudrio de cor preta. O estudo realizado nos Paises Baixos
em 2004 diz igualmente respeito a marcas que consistem em duas faixas pretas apostas em pecas de
vestudrio de cor branca. Além disso, varios destes estudos dizem respeito a existéncia de um risco de
confusdo resultante da utilizacdo dos sinais representados, e ndo a aquisicdo por estes de um caréter
distintivo através da utilizacao.

Por dltimo, alguns estudos de mercado, realizados em 1984 na Alemanha e em Espanha em 1991, nao
tinham por objeto a representagdo grafica de uma marca figurativa, mas unicamente os vocabulos «trés
faixas» nas linguas alema e espanhola.

Nestas condicdes, a recorrente ndo tem razio quando se lamenta de que a Camara de Recurso afastou
os 18 estudos de mercado mencionados nos n.” 132 a 136, supra.

d) Quanto aos outros elementos de prova

A recorrente também apresentou muitos outros elementos de prova no EUIPO e em seguida no
Tribunal Geral, nomeadamente decisdes de drgdos jurisdicionais nacionais ou ainda recortes de
imprensa que comprovam o prestigio da sua «marca com trés faixas».

No entanto, no ambito da segunda parte do fundamento, a recorrente nio se refere expressa e
precisamente a estes elementos de prova. Em especial, ndo indica quais sdo as decisdes de drgaos
jurisdicionais nacionais e quais sdo os recortes de imprensa que sdo pertinentes para questionar a
apreciacdo feita pela Camara de Recurso no que respeita a aquisicdo, pela marca em causa, de cardter
distintivo.

E certo que, no ambito da primeira parte do fundamento, a recorrente invoca, por um lado, duas
decisdes proferidas por 6rgaos jurisdicionais alemaes e, por outro, uma decisdo proferida por um
o6rgdo jurisdicional francés posteriormente confirmada em sede de recurso. Estas decisoes, ja evocadas
no n.” 80, supra, e apresentadas no anexo A.8 da peticdo, reconheceram o prestigio e, por
conseguinte, o carater distintivo das marcas da recorrente, bem como a utilizacdo séria de que as
marcas foram objeto.

No entanto, hd que salientar, por um lado, que as decisdes dos dois 6rgaos jurisdicionais alemaes
evocam, de modo geral, as «marcas com trés faixas» da recorrente e, por outro, que a decisdao do
6rgdo jurisdicional francés foi proferida a respeito de uma marca que consiste em trés faixas brancas
apostas sobre um sapato e que contrasta com um fundo preto. Por conseguinte, uma vez que nido
dizem respeito a formas de utilizacdo suscetiveis de serem consideradas equivalentes a forma registada
da marca em causa, estas decisdes ndo sdo pertinentes para provar que esta marca adquiriu cardter
distintivo através da utilizacao.

2. Quanto a prova da utilizacdo da marca em causa e a aquisi¢cdo por esta de cardter distintivo
em toda a Unido

Ha que recordar que, nos termos do artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento n.® 207/2009 (atual artigo 1.°,

n.’ 2, do Regulamento 2017/1001), a marca da Unido Europeia tem carater unitirio e produz os
mesmos efeitos em toda a Unido.
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Resulta do carater unitdrio da marca da Unido Europeia que, para ser registado, um sinal deve possuir
cardter distintivo, intrinseco ou adquirido através da utilizacio, em toda a Unido (Acérdio de
25 de julho de 2018, Société des produits Nestlé e o./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P,
C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, n.° 68).

Daqui resulta que, relativamente a uma marca desprovida de carater distintivo intrinseco em todos os
Estados-Membros, tal marca sé pode ser registada ao abrigo desta disposi¢do se for demonstrado que
adquiriu carédter distintivo através da utilizacdo em todo o territério da Unido (v. Acérddo de
25 de julho de 2018, Société des produits Nestlé e o./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P,
C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, n.° 76 e jurisprudéncia referida).

Na verdade, ainda que seja certo que a aquisicdo, por uma marca, de carater distintivo através da
utilizacdo deva ser demonstrada para a parte da Unido na qual essa marca ndo tenha esse carater
distintivo intrinseco, seria excessivo exigir que fosse apresentada prova de tal aquisicdo
individualmente para cada Estado-Membro (v. Acérdao de 25 de julho de 2018, Société des produits
Nestlé e o./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596,
n.° 77 e jurisprudéncia referida).

Com efeito, nenhuma disposi¢do do Regulamento n.° 207/2009 impde que se determine através das
diferentes provas a aquisicdo de cardter distintivo através da utilizacio em cada Estado-Membro
considerado individualmente. Assim, ndo se pode excluir que elementos de prova da aquisicdo, por
meio de um determinado sinal, de carater distintivo através da utilizacdo sejam pertinentes no que diz
respeito a varios Estados-Membros ou mesmo a toda a Unido (Acérddo de 25 de julho de 2018, Société
des produits Nestlé e o./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P,
EU:C:2018:596, n.° 80).

Nomeadamente, é possivel que, para certos produtos ou servigos, os operadores econémicos tenham
reagrupado vérios Estados-Membros na mesma rede de distribuicdio e tenham tratado estes
Estados-Membros, em especial, do ponto de vista das suas estratégias de marketing, como se
constituissem um Gnico e mesmo mercado nacional. Neste caso, os elementos de prova da utilizagdo
de um sinal nesse mercado transfronteirico podem ser pertinentes para todos os Estados-Membros
em causa (Acordao de 25 de julho de 2018, Société des produits Nestlé e o./Mondelez UK Holdings &
Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, n.° 81).

Sucede o mesmo quando, devido a proximidade geografica, cultural ou linguistica entre dois
Estados-Membros, o publico relevante do primeiro possui um conhecimento suficiente dos produtos
ou dos servicos presentes no mercado nacional do segundo (Acérdao de 25 de julho de 2018, Société
des produits Nestlé e o./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P,
EU:C:2018:596, n.’ 82).

Resulta destas consideragdes que, embora nio seja necessario, para efeitos do registo, ao abrigo do
artigo 7.° n.° 3, do Regulamento n.” 207/2009, de uma marca desprovida de cardter distintivo em
todos os Estados-Membros da Unido, que seja feita prova, para cada Estado-Membro considerado
individualmente, da aquisicio por esta marca de carater distintivo através da utilizacdo, as provas
apresentadas devem, no entanto, permitir demonstrar tal aquisicio em todos os Estados-Membros da
Unido (Acérdao de 25 de julho de 2018, Société des produits Nestlé e o./Mondelez UK Holdings &
Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596, n.° 83). Sucede o0 mesmo no que se refere
a manutencdo do registo de uma marca ao abrigo do artigo 52.°, n.° 2, do mesmo regulamento.

No presente caso, é facto assente que a marca em causa é desprovida de carater distintivo intrinseco
em toda a Unido. Foi assim com razdo que a Camara de Recurso procurou determinar se esta marca
tinha adquirido carater distintivo para o publico pertinente em todo o territorio da Unido (v. n.° 22 da
decisdao impugnada).
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Ha que constatar que, de entre os elementos de prova apresentados pela recorrente e examinados nos
n.” 114 a 141, supra, os Unicos que sdo, em certa medida, relevantes sdo os cinco estudos de mercado
analisados nos n.” 129 a 131, supra.

Ora, estes estudos foram realizados em apenas cinco Estados-Membros e, por conseguinte, sé
abrangem uma parte do territério da Unido.

No entanto, a recorrente, apoiada pela associacdo interveniente, invoca a jurisprudéncia segundo a qual
nao é de modo nenhum exigido que sejam apresentados os mesmos tipos de elementos de prova para
cada Estado-Membro [Acérdios de 28 de outubro de 2009, BCS/IHMI — Deere (Combinagdo das
cores verde e amarela), T-137/08, EU:T:2009:417, n.° 39, e de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK
Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de uma tablete de chocolate),
T-112/13, ndo publicado, EU:T:2016:735, n.° 126]. A recorrente alega que apresentou, para cada
Estado-Membro, outros documentos relativos, nomeadamente, ao seu volume de negdcios e ao
montante dos investimentos efetuados para promover a marca em causa. Estes documentos
demonstram que a marca em causa € utilizada de forma semelhante nos diferentes Estados-Membros
e, por conseguinte, que sdo comparaveis os mercados nacionais de todos os Estados-Membros. Desta
forma, apreciados globalmente, os diferentes elementos de prova por si apresentados permitem provar
que a marca em causa adquiriu carater distintivo através da utilizacdo em todo o territério da Unido.

Esta argumentagdo ndo pode ser acolhida.

Com efeito, por um lado, a recorrente nio identifica nenhum elemento de prova pertinente, com
excecdo dos cinco estudos de mercado referidos nos n.” 129 e 151, supra. Por conseguinte, ndo prova
que apresentou elementos de prova pertinentes no que diz respeito aos 23 Estados-Membros nao
abrangidos por estes estudos de mercado.

Por outro lado, a mera apresentacao dos dados relativos ao seu volume de negdcios e as suas despesas
com marketing e publicidade, que foram apresentadas individualmente para cada Estado-Membro, nao
¢é suficiente para provar a existéncia de um ou de varios mercados transnacionais compostos por
diferentes Estados-Membros. Em especial, a recorrente ndo prova que, através da organizacdo de redes
de distribuicdo e das estratégias de marketing dos operadores econdémicos ou através dos
conhecimentos do publico pertinente, os mercados nacionais dos 23 Estados-Membros néao
abrangidos pelos estudos de mercado referidos nos n.”* 129 e 151, supra, sio comparaveis com 0s
mercados nacionais dos cinco Estados-Membros nos quais esses estudos foram realizados. Por outro
lado, embora a recorrente invoque, para provar a utilizacio da marca em causa, a circunstancia de
que patrocina competicdes desportivas de dmbito europeu e internacional, ndo alega nem prova,
através deste argumento respeitante a sua atividade de patrocinio, que os mercados dos diferentes
Estados-Membros sdo comparaveis.

Por conseguinte, ainda que se admita que sdo inteiramente pertinentes, os resultados dos cinco estudos
de mercado referidos nos n.” 129 e 151, supra, nio podem ser extrapolados para todos os
Estados-Membros nem podem ser completados e corroborados, nos Estados-Membros nao abrangidos
pelos referidos estudos, pelos outros elementos de prova apresentados pela recorrente.

Nestas condi¢des, os diferentes elementos de prova apresentados pela recorrente, ainda que apreciados
globalmente, por um lado, ndo permitem provar a utilizacdo da marca em causa em todo o territdrio
da Unido e, por outro, ndo sdo suficientes, seja como for, para provar que, na sequéncia dessa
utilizacdo, a marca em causa passou a estar apta, em todo este territdrio, a identificar os produtos
para os quais foi registada e, por conseguinte, a distinguir estes produtos dos produtos de outras
empresas.
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Daqui resulta que a Camara de Recurso ndo cometeu um erro de apreciagio quando considerou que a
recorrente ndo tinha provado que a marca em causa tinha adquirido, em todo o territério da Unido,
cardter distintivo apéds a utilizagdo que dela fora feita.

Portanto, hd que afastar a segunda parte do fundamento e, por conseguinte, o tnico fundamento na
sua integralidade.

Resulta do que precede que ha que negar provimento ao recurso.

IV. Quanto as despesas

Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é
condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

Tendo a recorrente sido vencida, hd que condend-la a suportar, além das suas préprias despesas, as
despesas efetuadas pelo EUIPO e pela interveniente, em conformidade com os pedidos formulados
por estes ultimos.

Além disso, por forca do disposto no artigo 138.%, n.’ 3, do Regulamento de Processo, o Tribunal Geral

pode decidir que os intervenientes suportardo as suas préprias despesas. No presente caso, a
interveniente suportara as suas préprias despesas.
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Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Seccao alargada)

decide:

1) E negado provimento ao recurso.

2) A adidas AG é condenada a suportar, além das suas proprias despesas, as despesas efetuadas
pelo Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) e pela Shoe Branding
Europe BVBA.

3) A Marques suportara as suas proprias despesas.

Gervasoni Madise da Silva Passos

Kowalik-Banczyk Mac Eochaidh
Proferido em audiéncia ptblica no Luxemburgo, em 19 de junho de 2019.

Assinaturas
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